Sygn. akt XXIl GWo 83/20

POSTANOWIENIE

Dnia 17 listopada 2020 .

Sad Okregowy w Warszawie XXl Wydziat Wiasnosci Intelektualnej
w sktadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 listopada 2020 r. w Warszawie
sprawy z wniosku £.Z.
z udziatem 3. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie

0 zabezpieczenie Srodka dowodowego

postanawia: oddali¢ wniosek. (a contrario art. 479% i nast. k.p.c.)

SSO Beata Piwowarska

Sygn. akt XXIl GWo 83/20

Uzasadnienie

9 listopada 2020 r. £.Z. wnidst o zabezpieczenie srodka dowodowego w postaci dokumentow
papierowych i elektronicznych zawierajgcych informacje o ilodci produkowanych, dostarczanych lub
zaméwionych lub zbytych przez 3. spotke z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie
urzadzen wraz z informacjami o uzyskanej za nie cenie, w ktorych wykorzystywany jest wynalazek pt.
,Urzadzenie do ultradzwiekowej atomizacji materialtdw metalicznych i sposéb jego czyszczenia”
zgtoszony przez obowigzang do ochrony patentowej w dniu 13 marca 2018 r. pod numerem P.
424869 lub wynalazek pt. ,Atomizer ultradzwiekowy” zgloszony przez obowigzang do ochrony
patentowej w dniu 3 czerwca 2018 r. pod numerem P. 425803, lub wynalazek pt. ,Sposéb
prowadzenia atomizacji ultradZzwiekowej” zgtoszony przez obowigzang do ochrony patentowej w dniu
3 czerwca 2018 r. pod numerem P. 425804,

w ten sposéb, ze komornik w obecnoéci biegtego sgdowego z zakresu informatyki (art. 479" §3

k.p.c.) odbierze je od obowigzanej i ztozy w sgdzie zgodnie z art. 479"

§ 4 k.p.c., a uprawniony
bedzie upowazniony do zapoznania sie z zabezpieczonymi $rodkami dowodowymi po

uprawomocnieniu sie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia srodka dowodowego.



Whnibst o wyznaczenie mu dwutygodniowego terminu na wniesienie przeciwko obowigzanej pozwu o

wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku.

Sad ustalit:

15 stycznia 2018 r. t.Z. zawart z 3. spotkg z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w
Warszawie umowe o prace, na podstawie ktérej byt zatrudniony na stanowisku inzynier materiatowy.
W umowie nie przewidziano wynagrodzenia za korzystanie przez pracodawce z wynalazkow

stworzonych przez uprawnionego. (dowdd: umowa z aneksami k.14-20)

13 marca 2018 r. spoétka 3. zgtosita w Urzedzie Patentowym RP wynalazek pt. ,Urzgdzenie do
ultradzwiekowej atomizacji materiatdw metalicznych i sposéb jego czyszczenia” (nr P. 424869). 3
czerwca 2018 r. zgtosita do opatentowania wynalazki pt. ,Atomizer ultradzwiekowy” (nr P. 425803)
oraz pt. ,Sposéb prowadzenia atomizacji ultradzwiekowej” (nr P. 425804). Uprawniony zostat
wskazany jako jeden z ich wspoéttworcow Wynalazki P. 424869 i P. 425803 stanowig réwniez
przedmiot europejskiego zgtoszenia patentowego (PCT/IB2018/58809). (dowdd: wnioski i informacje o

zgtoszeniu k.22-64)

Spotka 3. oferuje i sprzedaje urzgdzenia do ultradzwiekowej atomizacji materiatow
metalicznych pod nazwg ATO Lab i ATO Noble. (dowdd: informacje i wydruki ze stron internetowych
k.66-123)

Sad zwazyk

Zgodnie z przepisem art. 479% § 1 k.p.c., sad moze udzieli¢ zabezpieczenia $rodka
dowodowego przed wszczeciem postepowania lub w jego toku az do zamkniecia rozprawy w
pierwszej instancji. Sad udziela zabezpieczenia srodka dowodowego na wniosek uprawnionego, ktéry
uprawdopodobnit roszczenie, jak rowniez interes prawny w zabezpieczeniu (art. 479% § 1 k.p.c.), ktéry
istnieje, gdy brak zgdanego zabezpieczenia uniemozliwia lub powaznie utrudnia przytoczenie lub
udowodnienie istotnych faktow, jak rowniez, gdy zachodzi ryzyko zniszczenia srodka dowodowego lub
opoznienie w uzyskaniu srodka dowodowego moze uniemozliwi¢ lub powaznie utrudni¢ osiggniecie
celu postepowania dowodowego, lub gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia

istniejgcego stanu rzeczy. (§ 2.)

Stosownie do art. 479%° k.p.c., wniosek o zabezpieczenie Srodka dowodowego powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a ponadto zawierac:
1) okreslenie srodka dowodowego i sposobu jego zabezpieczenia;
2) uprawdopodobnienie okolicznosci uzasadniajgcych wniosek;

3) zwiezte przedstawienie przedmiotu sprawy, gdy wniosek jest sktadany przed ztozeniem pozwu.

Sad orzeka taki sposdb zabezpieczenia srodka dowodowego, jaki - stosownie do okolicznosci
danej sprawy - uzna za odpowiedni. Sposobami zabezpieczenia sg w szczegdlnosci odebranie
towaréw, materiatéw, narzedzi uzytych do produkcji lub dystrybucji, dokumentéw, jak réwniez

sporzadzenie szczegbtowego opisu tych przedmiotéw potgczone, w razie koniecznosci, z pobraniem



ich probek. (art. 479§ 1 k.p.c.) W przypadku orzeczenia sposobu zabezpieczenia $rodka
dowodowego w postaci sporzgdzenia szczegdtowego opisu komornik sporzgdza protokét. (§ 2.) Na
wniosek uprawnionego, obowigzanego lub pozwanego sgd moze wezwac¢ biegtego, aby wzigt udziat w
wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu srodka dowodowego. (§ 3.) Komornik odbiera przedmioty
oraz sporzgdza protokét bez udziatu uprawnionego. Przepis art. 814 stosuje sie odpowiednio.
Odebrane przedmioty oraz protokét komornik sktada w sgdzie. Nie podlegajg one wigczeniu do akt do

dnia uprawomocnienia sie postanowienia o zabezpieczeniu srodka dowodowego. (§ 4.)

Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu srodka dowodowego sgd moze uzalezni¢ od
ztozenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczen obowigzanego lub pozwanego
powstatych w wyniku wykonania tego postanowienia. Z kaucji tej przystuguje obowigzanemu lub
pozwanemu pierwszenstwo zaspokojenia przed innymi naleznosciami zaraz po kosztach

egzekucyjnych. Przepis art. 739 § 2 stosuje sie odpowiednio. (art. 479' k.p.c.)

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wifasnosci
przemystowej [p.w.p.], jezeli strony nie umowity sie inaczej, tworca wynalazku ma prawo do
wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez przedsiebiorce, gdy prawo korzystania z niego

badz prawo do uzyskania patentu przystuguje przedsiebiorcy na podstawie art. 11 ust. 3i 5 lub art. 21.

Jezeli strony nie uzgodnity wysokosci wynagrodzenia, wynagrodzenie to ustala sie w stusznej
proporcji do korzysci przedsiebiorcy z wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego, z
uwzglednieniem okolicznosci, w jakich wynalazek, wzér uzytkowy albo wzoér przemystowy zostat
dokonany, a w szczegdlnosci zakresu udzielonej tworcy pomocy przy dokonaniu wynalazku, wzoru
uzytkowego albo wzoru przemystowego oraz zakresu obowigzkéw pracowniczych tworcy w zwigzku z
dokonaniem wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego. (ust. 2.) Jezeli umowa nie
stanowi inaczej, wynagrodzenie wyptaca sie w catosci lub w czesciach. (ust. 3.) Catosé
wynagrodzenia wyptaca sie najpdzniej w terminie dwoéch miesiecy od dnia uzyskania pierwszych
korzysci z wynalazku. W przypadku wypfaty wynagrodzenia w czesciach jego pierwszg czes¢ wyptaca
sie w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, a pozostate czesci - najpdzniej w terminie dwéch
miesiecy po uptywie kazdego roku, jednak w terminie nie dtuzszym niz 5 lat, liczgc od dnia uzyskania

pierwszych korzysci. (ust. 4.)

t.Z. zamierza dochodzié¢ roszczenia o zaptate wynagrodzenia za korzystanie z wynalazkéw na
podstawie art. 22 ust. 1 i 2 w zw. z art. 11 ust. 3 p.w.p. O oddaleniu jego wniosku zdecydowato
niewykazanie istnienia interesu prawnego w zabezpieczeniu srodka dowodowego (a contrario art.
479% § 1 k.p.c.), a zatem chocby jednej z podstaw wskazanych w art. 479 § 2 k.p.c.:

- brak zgdanego zabezpieczenia uniemozliwia lub powaznie utrudnia przytoczenie lub udowodnienie
istotnych faktow,

- wystepuje ryzyko zniszczenia srodka dowodowego

- opGznienie w uzyskaniu srodka dowodowego moze uniemozliwi¢ lub powaznie utrudnié¢ osiggniecie
celu postepowania dowodowego

- z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejgcego stanu rzeczy.

Nie ulega watpliwosci Sgdu, ze do sformutowania powddzitwa o zaptate wynagrodzenia i

przedstawienia okolicznosci faktycznych decydujgcych o jego stusznosci zadany przez t.Z.$rodki



dowodowe nie muszg by¢ zabezpieczone. Wysokos¢ roszczenia moze by¢ wskazana na podstawie
posiadanych przez uprawnionego informacji, a w toku postepowania, na podstawie wynikow
postepowania dowodowego, moze dojs¢ do zmian przedmiotowych powddztwa, o ktérych mowa w
art. 193 k.p.c. Z tych przyczyn wniosek podlegat oddaleniu. (a contrario art. 479% i nast. k.p.c.)

Sad pragnie dodatkowo wskaza¢ na nieprawidtowo$¢ sformutowania wniosku (art. 187 § 1 pkt
1 k.p.c.) sprawiajgcg, ze nie jest mozliwe jego wykonanie. Wniosek odnosi sie do dokumentéw
papierowych i elektronicznych zawierajgcych informacje o ilosci produkowanych, dostarczanych lub
zaméwionych lub zbytych przez spétke 3. urzadzen wraz z informacjami o uzyskanej za nie cenie, w
ktérych wykorzystywane sg wynalazki P. 424869, P. 425803 Ilub P. 425804. Wnioskodawca nie
wskazuje na cechy urzadzenia lub sposobu jego dziatania, odpowiednio do zastrzezen patentowych,
umozliwiajgcych stwierdzenie, dokumentacji jakiego konkretnego urzadzenia (lub urzadzen) ma
dotyczy¢ zabezpieczenie. W efekcie to organ egzekucyjny, nieuprawniony do orzekania w sprawach
wilasnosci intelektualnej, miatby decydowac o tym, ktére dokumenty odnoszg sie do tych wynalazkéw,

ktore zas nie.



